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Droits intellectuels
(décembre 2007 - novembre 2008)
UE CE SOIT EN BREVETS, en marques, en droit d’auteur, l’année 2008 fut riche en décisions 
portant sur des questions importantes : brevetabilité de gènes ou des cellules souches 
humaines, application de l’impératif de disponibilité et relation entre marques et publicité 
comparative en droit des marques, délimitation du droit de distribution en droit d’auteur ou du droit 
d’extraction pour les bases de données.
1
Introduction
1. — 2008 restera peut-être dans les mémoires
comme l’année au cours de laquelle le législa-
teur communautaire, suivi dans une certaine
mesure par le juge communautaire, a amorcé
un mouvement de balancier entre une protec-
tion accrue des droits intellectuels et un renfor-
cement des exceptions et limitations de ceux-
ci. La lutte contre la contrefaçon est certes tou-
jours au centre des préoccupations, que ce soit
dans le document de la Commission européen-
ne sur la stratégie à adopter en matière de pro-
priété industrielle ou dans l’importante déci-
sion de la Cour de justice qui tempère la pro-
tection de la vie privée pour sauvegarder les
intérêts des titulaires de droit d’auteur. Mais
une timide attention à une limitation raisonna-
ble des droits exclusifs se fait également sentir,
par exemple dans la décision de la Cour sur le
droit de distribution en droit d’auteur, interprété
restrictivement, ou dans le Livre vert sur le droit
d’auteur dans l’économie de la connaissance.
Deux décisions relatives au droit des marques
sont particulièrement illustratives de la recher-
che de cet équilibre. L’une admet qu’un impé-
ratif de disponibilité limite l’octroi d’un droit
sur certains signes ou autorise certains usages
de la marque dans le but de préserver les inté-
rêts des concurrents tout en refusant une appli-
cation générale de ce principe au détriment de
la protection de la marque. L’autre établit une
coexistence proportionnée entre protection de
la marque et liberté d’effectuer des publicités
comparatives. En somme, une année riche en
décisions et textes législatifs dans toutes les
nuances de l’arc-en-ciel des droits intellectuels.
2
Généralités
A. — La protection 
des droits intellectuels 
par les droits fondamentaux
2. — La Cour européenne des droits de l’hom-
me a désormais achevé la consécration des
droits intellectuels au panthéon de la propriété,
droit fondamental protégé. Après avoir reconnu
que le droit de brevet1 et le droit de marque2
étaient des « biens » au sens de l’article 1er du
premier protocole de la Convention européen-
ne de sauvegarde des droits de l’homme, elle a
considéré qu’il en allait de même pour une œu-
vre de l’esprit, protégée par le droit d’auteur3.
La reproduction d’une photographie sur les car-
tes nationales d’identité par un État constitue
une violation du droit d’auteur du photographe,
sans qu’elle puisse être justifiée par l’intérêt pu-
blic.
3. — Plus étonnante est l’application de la pro-
tection des « biens » au droit d’usage d’un nom
de domaine, au motif qu’il représente une va-
leur économique pour son titulaire4. Le nom de
domaine n’attribue pourtant à son titulaire
aucun droit intellectuel exclusif, mais un sim-
ple droit personnel d’utilisation résultant d’un
contrat avec l’autorité d’enregistrement. Mais le
critère utilisé par la juridiction de Strasbourg
pour déterminer s’il s’agit d’un « bien » protégé
par le premier protocole est celui de la valeur
économique qu’accorde le droit en question à
son bénéficiaire. Des licences d’utilisation de la
propriété, telles que des licences de débit de
boissons, ou des droits de pêche ont, par exem-
ple, été reconnus comme étant des biens de-
vant être protégés. La licence d’utilisation ex-
clusive d’un nom de domaine particulier revêt
une valeur économique certaine qui permet de
la qualifier de « bien » dont le respect doit être
garanti par les États. La Cour reconnaît toutefois
que la protection du nom de domaine n’est pas
absolue, mais que la régulation des actes de
cybersquatting peut conduire à l’annulation du
nom de domaine lorsqu’il a été enregistré en
violation de droits intellectuels d’autrui, et ceci
dans un but d’intérêt général légitime, confor-
mément au deuxième paragraphe du premier
protocole.
B. — Droits intellectuels 
dans l’ordre international
4. —  L’on sait que les autorités juridictionnelles
ne reconnaissent pas aux accords A.D.P.I.C. un
effet direct dans l’ordre communautaire. Il n’en
demeure pas moins que le juge d’un pays mem-
bre a l’obligation d’interpréter la règle de droit
de façon conforme à cet accord international et
que, dans les domaines qui n’ont pas fait l’objet
d’une intervention du législateur communau-
taire, le droit de l’Union européenne « ne com-
mande, ni n’exclut que l’ordre juridique d’un
État membre reconnaisse aux particuliers le
droit de se fonder directement sur une norme
contenue dans l’Accord A.D.P.I.C. ou impose
au juge l’obligation d’appliquer d’office cette
norme »5. Plus récemment encore, la Cour de
justice a précisé qu’elle s’efforçait d’interpréter
le droit communautaire, « dans la mesure du
possible, à la lumière du droit international, en
particulier lorsque de tels textes visent précisé-
ment à mettre en œuvre un accord internatio-
nal conclu par la communauté »6.
C. — La protection 
de la propriété industrielle
5. — Au cours de l’été 2008, la Commission
européenne a publié un document précisant la
stratégie qu’elle comptait mettre en place en
matière de propriété industrielle7. Ce docu-
ment insiste, dans une première partie, sur la
nécessité d’un système européen de brevets et
de marques de qualité, notamment, s’agissant
des brevets, pour éviter les enchevêtrements de
brevets (plus connus sous le nom de patent
thickets), de « trolls de brevets » ainsi que les
opérations de patent ambush, sorte de jackpot
obtenu par le titulaire d’un brevet lorsqu’il dis-
simule son existence dans les processus
d’adoption de standards. La Commission an-
nonce la réalisation d’études sur ces différentes
questions et sa volonté de faire en sorte que des
brevets ne soient accordés qu’en cas de réelle
invention et dans le respect des exclusions pré-
vues par le texte, telles que les logiciels et les
méthodes de gestion d’affaire.
Sur un plan plus pratique, la Commission sou-
haite encourager au niveau européen l’aide à
l’innovation pour les petites et moyennes entre-
prise et l’accès effectif de celles-ci aux droits de
propriété industrielle. La lutte contre la contre-
façon et le piratage conclut cette communica-
tion : il est prévu par exemple d’améliorer
l’exécution transnationale des jugements et les
rapports entre ayants droit et autorités des
(1) Comm. eur. dr. h., Smith Kline et French Laboratories
Ltd. c. Pays-Bas du 4 octobre 1990, no 12633/87.
(2) C.E.D.H., arrêt Anheuser-Busch Inc. Portugal du
11 janvier 2007, no 73049/01.
(3) C.E.D.H., arrêt Balan c. Moldavie du 29 janvier
2008, no 19247/03.
(4) C.E.D.H., arrêt Paeffgen c. Allemagne du 18 septem-
bre 2007, I.R.D.I., 2008, p. 306.
(5) C.J.C.E., 11 septembre 2007, Merck, C-431/05.
(6) C.J.C.E., 17 avril 2008, Peek & Cloppenburg, C-456/
06.
(7) Communication de la Commission au Parlement
européen, au Conseil et au comité économique et social
européen, « Une stratégie dans le domaine des droits de
propriété industrielle pour l’Europe », 16 juillet 2008,
COM (2008) 465 final.
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douanes, de favoriser les accords entre les sec-
teurs public et privé, et de veiller à l’application
effective des droits de propriété industrielle
dans les pays tiers.
D. — Droits intellectuels et concurrence
6. — Les autorités de la concurrence ont tou-
jours examiné d’un œil prudent, quoique bien-
veillant, les positions dominantes et les prati-
ques contractuelles des sociétés de gestion col-
lective de droits d’auteur et droits voisins8. En
juillet 2008, la Commission a rendu sa décision
dans l’affaire CISAC concernant les accords de
représentation réciproque entre les sociétés,
accusés de segmenter artificiellement le mar-
ché des droits en matière de musique et de
commettre ainsi une violation de l’article 81 du
Traité9.
Si les accords de représentation réciproque
conclus entre les sociétés et organisés par la
CISAC ne sont pas fondamentalement remis en
cause, certaines des sociétés d’auteur euro-
péennes ont été enjointes de cesser trois prati-
ques particulières. En premier lieu, vingt-trois
sociétés collectives devront renoncer aux res-
trictions en matière d’affiliation qui limitent le
choix des auteurs quant à la société chargée de
représenter ses intérêts. Ensuite, les clauses
d’exclusivité territoriale qui empêchent une so-
ciété de gestion d’offrir des licences d’utilisa-
tion de son répertoire en dehors de son territoi-
re national sont interdites10. Enfin, la décision
sanctionne une pratique concertée entre socié-
tés qui aboutit de facto au même résultat et seg-
mente le marché sur une base nationale. Cette
pratique concertée est interdite pour les exploi-
tations des œuvres par câble, satellite et Inter-
net.
Cette décision complète le travail entrepris de-
puis quelques années par les autorités de la
concurrence européenne pour inciter au déve-
loppement de licences multiterritoires et multi-
répertoires pour l’exploitation des contenus
musicaux sur Internet et confirme la méfiance
des institutions communautaires à l’encontre
des exclusivités territoriales qui caractérisaient
jusqu’ici la gestion collective des droits
d’auteur11. Toutefois, en dépit des craintes que
l’on avait pu avoir, cette décision ne sonne pas
le glas de la représentation réciproque et du
modèle de la CISAC, pas plus que du principe
du pays de destination dans le calcul des rému-
nérations demandées pour l’exploitation envi-
sagée.
3
Droit d’auteur et droits voisins
7. — Grandes sont les difficultés des titulaires
de droit d’auteur et de droits voisins pour pour-
suivre et sanctionner les auteurs de diffusions il-
licites d’œuvres musicales sur Internet, notam-
ment sur les réseaux peer to peer. L’un des obs-
tacles réside dans le traitement de données
personnelles relatives aux individus concernés,
préalable nécessaire à leur identification com-
me contrefacteurs. Une juridiction espagnole
avait posé une question préjudicielle sur l’inter-
prétation de l’articulation entre les directives
sur la protection des données personnelles et
celles sur le droit d’auteur et la mise en œuvre
des droits de propriété intellectuelle. Plus parti-
culièrement, si les adresses IP des internautes
utilisant le réseau pour échanger de la musique
protégée sans aucune autorisation des ayants
droit constituent des données personnelles sou-
mises aux premières directives, le traitement de
ces données et la demande faite aux fournis-
seurs d’accès Internet de fournir l’identification
des personnes concernées sont-ils légitimes
dans le cadre d’une simple procédure civile en
contrefaçon?
Si les conclusions de l’avocat général avaient
inquiété l’industrie du disque en consacrant la
prééminence de la protection de la vie privée12,
la Cour de justice prend une position plus
nuancée13 : si l’état actuel du droit communau-
taire n’impose pas aux États membres de pré-
voir l’obligation de communiquer des données
à caractère personnel en vue d’assurer la pro-
tection effective du droit d’auteur dans le cadre
d’une procédure civile, le respect de la proprié-
té intellectuelle, qualifiée de droit fondamental
par la Charte européenne des droits fondamen-
taux, doit inciter les États à transposer les direc-
tives de manière à ce qu’un juste équilibre soit
assuré entre protection de la vie privée et pro-
tection du droit d’auteur14. L’appel est donc
clairement lancé aux législateurs pour permet-
tre la mise en œuvre de moyens d’identification
des atteintes au droit d’auteur et de leurs
auteurs, en gardant une proportionnalité avec
les principes des traitements de données à ca-
ractère personnel.
8. — Dans un litige portant sur l’exposition à
des fins décoratives, dans une vitrine d’un ma-
gasin, de la célèbre chaise du Corbusier, de
Pierre Jeanneret et de Charlotte Perriand, la
Cour fédérale allemande avait posé une ques-
tion préjudicielle à la Cour de justice pour
éclaircir la notion de droit de distribution en
droit d’auteur15. La juridiction communautaire
considère que l’expression « mise à disposition
du public par la vente ou autrement » caracté-
risant le droit de distribution dans la directive
2001/29 sur le droit d’auteur dans la société de
l’information, doit être comprise comme ne re-
couvrant que les actes impliquant un transfert
de propriété16. Le simple fait de montrer les
œuvres, de les offrir à l’usage ou tout acte
d’usage du support matériel de l’œuvre qui
n’implique pas un transfert de propriété, ne
constituent donc pas une atteinte au droit de
distribution17.
Cet arrêt est également important en ce qu’il af-
firme qu’il « n’appartient pas à la Cour de créer,
au profit des auteurs, des droits nouveaux qui
n’ont pas été prévus par [les directives commu-
nautaires] et, partant, d’élargir ainsi la notion
de distribution de l’original d’une œuvre ou
d’une copie de celle-ci au-delà du sens envisa-
gé par le législateur communautaire »18. Est
ainsi rejeté le principe d’une interprétation ex-
tensive des droits exclusifs des auteurs et d’une
prétention au contrôle de tout usage de l’œu-
vre, même s’il ne consiste pas en un acte d’ex-
ploitation couvert par les droits exclusifs. Ces
derniers seraient en conséquence consacrés par
la directive 2001/29 sur le droit d’auteur dans la
société de l’information, non pas comme des
notions minimales sur lesquelles les législateurs
nationaux pourraient asseoir des concepts plus
larges, mais comme des droits proprement dé-
limités qui doivent recevoir une approche iden-
tique dans l’ensemble des États membres. À
l’heure où le droit d’auteur ne semble cesser de
s’étendre, c’est une précision bienvenue. Mais
elle repose la question de la subsistance du
droit de destination en France et en Belgique,
bien plus large que le droit de distribution ainsi
défini, puisqu’il concerne tout usage d’une re-
production de l’œuvre19.
9. — Un signe de ce renforcement constant des
droits exclusifs résulte de la récente proposition
de directive du 16 juillet 2008 sur la durée de
protection des droits voisins20 qui se propose
d’allonger la protection des droits des artistes-
interprètes et des producteurs dans le domaine
des phonogrammes à 95 ans, à la place des
50 ans actuels. La justification annoncée de ce
quasi-doublement du terme des droits réside
dans la volonté d’améliorer les conditions so-
ciales des artistes de studio, mais ce sont sur-
tout les producteurs qui bénéficieront de cette
manne nouvelle, le souci de la Commission
européenne semblant être davantage lié à la
compensation des pertes de l’industrie musica-
le en raison du peer to peer et du piratage21.
10. — Le Livre vert sur le droit d’auteur dans
l’économie de la connaissance22, publié le
même jour par la Commission, prend a priori le
contre-pied de ce renforcement des droits, en
posant la question de l’adéquation des excep-
tions et des limitations aux droits d’auteur et
(8) Voy. notamment C.J.C.E., 13 juillet 1989, ministère
public c. Jean-Louis Tournier, C-395/87, Rec., 1989,
p. 2521; C.J.C.E., 21 mars 1974, BRT c. Sabam, C-127/
73, Rec., 1973, p. 313; décision de la Commission du
12 août 2002, Daft Punk, no COMP/C2/37.219.
(9) Décision de la Commission, 16 juillet 2008 relative
à une procédure d’application de l’article 81 du Traité
CE et de l’article 53 de l’accord EEE, CISAC, no COMP/
C2/38.698.
(10) Cette interdiction résultait déjà de la jurisprudence
précédente et notamment de la jurisprudence Tournier
précitée, mais une dizaine de sociétés de gestion conser-
vaient de telles restrictions territoriales.
(11) Voy. la recommandation de la Commission du
18 octobre 2005 relative à la gestion collective trans-
frontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le
domaine des services licites de musique en ligne,
J.O.U.E., 21 octobre 2005, L 276, p. 54; décision de la
Commission du 8 octobre 2002, Simulcast, no COMP/
C2/38.014; communication de la Commission, Accords
de Santiago, J.O.U.E., 17 août 2005, C 200, p. 1.
(12) Conclusions de l’avocat général, 18 juillet 2007,
Promusicae c. Telefonica, C-275/06.
(13) C.J.C.E., 29 janvier 2008, Promusicae c. Telefonica,
C-275/06.
(14) Ibidem, point 70.
(15) C.J.C.E., 17 avril 2008, Peek & Cloppenburg c. Cas-
sina, C-456/06.
(16) Ibidem, point 33.
(17) Ce qui n’empêche pas que l’acte d’exposition cons-
titue, selon les lois nationales, une atteinte à un autre
droit exclusif, comme c’est le cas en France.
(18) C.J.C.E., 17 avril 2008, Peek & Cloppenburg c. Cas-
sina, C-456/06, point 38.
(19) Sur cette question, voy. S. Dusollier, « Le droit de
destination : une espèce franco-belge vouée à la
disparition », Propriétés intellectuelles, juillet 2006,
p. 281.
(20) Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parle-
ment européen et du Conseil relative à la durée de pro-
tection du droit d’auteur et de certains droits
voisins,16 juillet 2008, COM(2008) 464/3.
(21) Pour une critique de la proposition de directive,
voy. S. Dusollier, « Les artistes-interprètes pris en
otage! », A&M, 2008/5, p. 426; « Joint Statement of Aca-
demics opposing the Term Extension Draft Directive »,
disponible sur http://www.cippm.org.uk/publications/
index.html.
(22) Livre vert sur le droit d’auteur dans l’économie de
la connaissance, COM (2008) 466/3.
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droits voisins pour le développement d’une vé-
ritable société de la connaissance. Le principe
même d’une liste exhaustive d’exceptions, telle
qu’elle résulte de la directive 2001/29, est par
exemple remis en cause, ainsi que son caractè-
re facultatif pour les États membres. Ne fau-
drait-il pas imposer à l’ensemble des États
membres l’inclusion d’exceptions considérées
comme fondamentales dans leur législation et
ceci afin de favoriser une harmonisation sur ce
point? La consultation que lance ce Livre vert
interroge particulièrement les parties intéres-
sées sur le caractère approprié des exceptions
en matière de bibliothèques, d’éducation et
d’accès aux œuvres par les personnes souffrant
d’un handicap et sur le besoin de rendre ces ex-
ceptions obligatoires. La nécessité d’instaurer, à
l’échelon communautaire, des principes et un
régime institutionnel pour les œuvres orpheli-
nes et une exception pour encadrer la création
de contenus par les utilisateurs (user-generated
content) est également posée. Plus générale-
ment, ce Livre vert semble inciter les utilisa-
teurs d’œuvres bénéficiaires d’exceptions et les
ayants droit à négocier contractuellement les
conditions d’application de ces exceptions et à
développer des modèles standard de licences
par secteur concerné, ce qui pose la question
du statut impératif des exceptions au droit
d’auteur.
4
IV. — Droit des bases de données
10. — Une société s’était inspirée d’une base
de données reprenant 1.100 poèmes incon-
tournables de la langue allemande pour créer
un cédérom de 1.000 poèmes, sans toutefois
véritablement copier les données de la premiè-
re liste. La question se posait de savoir si cela
suffisait à caractériser une extraction, acte sou-
mis à l’autorisation du titulaire du droit sui ge-
neris sur la base de données, alors que près de
700 poèmes se retrouvaient dans les deux ba-
ses de données. La Cour de justice répond par
l’affirmative en considérant que « la reprise
d’éléments d’une base de données protégée
dans une autre base de données à l’issue d’une
consultation de la première base sur écran et
d’une appréciation individuelle des éléments
contenus dans celle-ci est susceptible de cons-
tituer une extraction au sens de l’article 7 de la
directive 96/9/CE »23. Reste bien entendu au
juge national le soin de déterminer si cette re-
prise concerne une partie substantielle de la
base de données, ou des parties non substan-
tielles extraites de manière répétée et systéma-
tique.
Cette décision est l’occasion de clarifier le sens
du droit d’extraction, composante essentielle
du droit sui generis. La Cour communautaire
précise notamment que la simple consultation
d’une base de données reste libre, sous réserve
de la politique d’accès exclusif mise en place
par le titulaire du droit24. Étendre toutefois le
droit d’extraction à chaque acte de reprise de
données qui résulte d’une simple consultation
d’une base de données sur un sujet similaire ris-
que de limiter sérieusement le libre accès aux
informations lorsque celles-ci font l’objet d’une
base de données qui constitue la seule source
de ces informations25 et d’empêcher par consé-
quent la création de produits concurrents26.
5
Droit des brevets
11. — L’événement législatif marquant en droit
des brevets pour la période examinée est l’en-
trée en vigueur, le 13 décembre 2007 de la ver-
sion révisée de la Convention sur le brevet
européen, généralement dénommée EPC 2000.
Cette Convention révisée ne change pas fonda-
mentalement le droit matériel du brevet euro-
péen, mais modifie plutôt des aspects procédu-
raux. Par exemple, elle prévoit que les deman-
des de brevets peuvent être déposées dans
quelque langue que ce soit, la traduction en an-
glais, français ou allemand pouvant suivre pos-
térieurement. Une procédure de limitation de
l’étendue du brevet est offerte aux titulaires de
droit avec effet dans l’ensemble des pays parties
au système du brevet européen.
12. — Également sur le plan législatif, le Proto-
cole de Londres est entré en vigueur le 1er mai
2008 pour les pays l’ayant ratifié27. Cet accord,
optionnel pour les États parties à la Convention
sur le brevet européen, vise à supprimer l’exi-
gence de traduction du brevet dans la langue
nationale du pays pour lequel la protection a
été demandée, ce qui devrait permettre de ré-
duire considérablement les coûts du brevet
européen. Les États l’ayant ratifié peuvent tou-
tefois exiger une traduction de la description ou
des revendications dans une de leurs langues
nationales.
13. — Les organes juridictionnels de l’O.E.B.
ont clôturé cette année 2008 par des décisions
marquantes en matière de biotechnologie. Une
première série de décisions de la chambre tech-
nique de recours concerne le gène du cancer
du sein BRCA128 et limite le brevet aux muta-
tions du gène expliquant la prédisposition aux
cancers du sein et des ovaires et sur les métho-
des de diagnostic et de détection de ce gène,
écartant en conséquence le brevet sur le gène
même.
Mettant fin à un litige ouvert depuis plusieurs
années, la grande chambre de recours a répon-
du aux questions qui lui été posées par la cham-
bre technique de recours dans une affaire rela-
tive à une demande de brevets portant sur une
culture de cellules souches humaines29. Elle a
considéré qu’un brevet portant sur une telle
culture devait être exclu pour contrariété à l’or-
dre public, dans la mesure où la mise en œuvre
et l’exploitation de l’invention inclut une mé-
thode qui nécessite la destruction d’embryons
humains. En revanche, la décision insiste sur le
fait qu’elle n’exclut pas la brevetabilité des cel-
lules souches humaines en général et que le cri-
tère de l’ordre public qu’il s’agit d’appliquer ne
nécessite pas d’effectuer une mise en balance
de l’intérêt pour la recherche et le préjudice
causé à l’embryon, dans la mesure où l’article 6
de la directive sur les inventions biotechnologi-
ques exclut l’exploitation d’embryons comme
contraire à l’ordre public.
6
Droit des marques
14. —  Sur le plan législatif, une directive du
22 octobre 2008 codifie la première directive
sur les marques de 1988 et ses modifications
successives30. Cette version codifiée ne modifie
en rien le contenu de la directive de 1988.
A. — Validité de la marque
1. — Motifs absolus de refus 
et intérêt à agir
15. — La recevabilité d’une demande en nullité
fondée sur l’absence de caractère distinctif ou
le caractère descriptif de la marque n’est pas
subordonnée à la démonstration d’un intérêt à
agir31. S’agissant de deux motifs absolus de re-
fus d’enregistrement de la marque, ils sont fon-
dés sur des intérêts généraux ce qui justifie que
ces « motifs absolus de refus doivent pouvoir
être soulevés par le plus grand éventail d’ac-
teurs possibles »32.
2. — Caractère distinctif de la marque
16. —  La période commentée a été témoin de
différents enregistrements de slogans publicitai-
res à titre de marque. Le Tribunal communau-
taire rappelle à chaque fois qu’un tel signe n’est
pas exclu de la protection par le droit de mar-
que, mais insiste sur le fait qu’un « signe, qui,
tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonc-
tions que celle d’une marque au sens classique,
n’est distinctif (...) que s’il est perçu d’emblée
comme une indication de l’origine commercia-
le des produits ou services visés, afin de per-
mettre au public pertinent de distinguer sans
confusion possible les produits ou services du
titulaire de la marque de ceux qui ont une autre
(23) C.J.C.E., 9 octobre 2008, Directmedia Publishing,
C-304/07.
(24) Ibidem, points 51-53.
(25) Voy. sur ce point, E. Derclaye, The legal protection
of databases : a comparative analysis, Edward Elgar Pu-
blishing, 2008.
(26) Le risque pour la concurrence est évoqué par la dé-
cision, voy. le point 58.
(27) Ce qui n’est pas encore le cas de la Belgique. Sur le
Protocole de Londres et les conséquences pour la Belgi-
que, voy. F. Gevers, « Le Protocole de Londres - La Bel-
gique doit-elle le ratifier? Si oui, à quelles conditions »,
I.R.D.I., 2008, p. 123.
(28) Les décisions datant du 19 novembre 2008 ne sont
pas encore disponibles.
(29) Grande chambre de recours de l’O.E.B., 25 novem-
bre 2008, Wisconsin Alumni Research Foundation, G-
0002/06.
(30) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du
Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations
sur les marques (version codifiée).
(31) T.P.I., 8 juillet 2008, Lancôme, T-160/07.
(32) Ibidem, point 26.
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provenance commerciale »33. La perception du
public concerné est donc déterminante : man-
quera de caractère distinctif un signe dont le
contenu sémantique « indique au consomma-
teur une caractéristique du produit ou du servi-
ce qui, sans être précise, procède d’une infor-
mation à caractère promotionnel ou publicitai-
re que le public pertinent percevra en premier
lieu en tant que telle »34.
17. — Il en est de même de l’enregistrement
d’un signe qui est utilisé pour désigner un nom
de domaine : s’il n’est pas exclu en tant que tel,
son caractère distinctif doit être démontré. Ce
signe, en l’espèce suchen.de, remplissant une
autre fonction que celle d’une marque, il faut
que le public pertinent le perçoive d’emblée
comme une indication de l’origine commercia-
le des produits pour qu’il puisse satisfaire à la
condition de distinctivité35.
18. — De manière similaire, la représentation
graphique du produit lui-même peut être dépo-
sée comme marque, mais il sera plus difficile
d’établir le caractère distinctif d’un tel signe, le
public n’ayant pas l’habitude de percevoir un
signe qui se confond avec l’aspect du produit
comme un signe identifiant l’origine commer-
ciale du produit36.
19. — Deux décisions ont apprécié la validité
d’un enregistrement du signe verbal composé
de la seule lettre E comme marque. Dans une
première décision, le Tribunal de première ins-
tance a confirmé la possibilité d’une protection
d’une lettre unique en tant que marque, sans
qu’on puisse, de manière générale et abstraite,
présumer une absence de caractère distinctif
pour une simple lettre, à défaut d’une présenta-
tion graphique particulière37. Ceci dit, il peut
être plus difficile pour ces signes composés
d’une seule lettre de remplir la condition de ca-
ractère distinctif, cette dernière devant faire
l’objet d’un examen concret.
Une deuxième décision fournit un exemple
d’une telle analyse concrète de l’admissibilité à
titre de marque de la même lettre E, en considé-
rant que celle-ci était descriptive pour des pro-
duits relatifs aux éoliennes, cette lettre étant à la
fois une abréviation consacrée du terme
« énerg ie »  e t  une ré férence au terme
« électricité », pour le public de professionnels
concernés38.
20. — Pour juger du caractère distinctif de la
marque tridimensionnelle, peu importe que la
forme bénéficie de la protection des dessins et
modèles, ou qu’elle ait été créée par un desi-
gner mondialement connu. Le critère de la
protection par le droit des dessins ou modèles,
soit la nouveauté, n’est en effet pas détermi-
nant dans  l ’apprécia t ion du caractère
distinctif39. La protection d’une forme par le
droit d’auteur ne suffit pas davantage à établir
le caractère distinctif, même si cet élément
peut être pris en compte40.
21. — L’article 51, § 2, du règlement sur la mar-
que communautaire prévoit qu’une marque en-
registrée en dépit de son caractère descriptif ou
de l’absence de caractère distinctif, ne peut être
annulée si elle a acquis entre-temps un caractè-
re distinctif par l’usage qui en a été fait. Cette
acquisition du caractère distinctif par l’usage
doit être, pour l’application de cette disposi-
t ion,  postérieure au dépôt en tant que
marque41. En revanche, pour l’appréciation de
la validité de la marque lors de la procédure
d’enregistrement, la démonstration qu’une
marque intrinsèquement dépourvue de carac-
tère distinctif a acquis un caractère distinctif par
l’usage doit reposer sur des faits antérieurs au
dépôt42.
3. — Caractère descriptif 
d’une marque
22. —  L’éventuel caractère descriptif d’un si-
gne demandé à l’enregistrement doit résulter
d’un usage descriptif actuel et « se référer à une
expérience de marché concrète et actuelle ou,
à tout le moins, très probable et suffisamment
rapprochée dans le temps »43. Le fait que ce si-
gne puisse être utilisé, à l’avenir, à des fins des-
criptives de produits ou de leurs caractéristi-
ques ne suffit pas, sous peine de restreindre de
manière excessive « la liberté d’opérateurs in-
ventifs d’enregistrer des signes qui n’ont, au
jour de la demande d’enregistrement, aucune
signification particulière dans le commerce »44.
L’utilisation du terme « garum » pour des con-
serves de poisson n’est donc pas descriptif,
même s’il s’agit de la récupération du nom d’un
condiment à base de poisson autrefois utilisé
dans la gastronomie romaine. La possibilité que
cette dénomination, du fait de la redécouverte
de ce condiment, puisse redevenir générique,
ne peut conduire à la constatation que ce terme
serait actuellement descriptif des produits con-
cernés.
Il existe sans aucun doute un certain chevau-
chement entre les motifs absolus de refus d’en-
registrement d’une marque et notamment entre
le caractère distinctif et le caractère descriptif
d’un signe déposé comme marque. Les juridic-
tions communautaires considèrent par exemple
qu’une marque descriptive est nécessairement
dépourvue de caractère distinctif. Néanmoins
cela n’autorise pas d’apprécier le caractère dis-
tinctif d’une marque en effectuant uniquement
une analyse de son éventuel caractère descrip-
tif, l’intérêt général sous-tendant chacun de ces
motifs de refus d’enregistrement étant différent
et devant faire l’objet d’un examen séparé45.
Que le mot demandé à l’enregistrement soit en-
tré dans le langage courant et y ait acquis une
signification propre ne constitue pas le critère
d’interprétation de l’article 7, § 1er, b, relatif à
la distinctivité de la marque. La Cour annule en
conséquence, pour erreur de droit, une déci-
sion qui refuse une demande de marque pour
manque de pouvoir distinctif sur la base d’une
motivation tenant à son caractère descriptif
auprès des acheteurs professionnels du produit,
alors que cette marque pourrait « garantir au
consommateur ou à l’utilisateur final l’identité
d’origine du produit ou du service qu’elle
désigne »46. Ce dernier point semble indiquer
qu’une marque descriptive à l’égard des desti-
nataires professionnels des produits et services
concernés pourrait être distinctive à l’égard des
consommateurs finals. Or, dans la décision pré-
citée sur la marque Garum, le caractère éven-
tuellement descriptif de la marque auprès de
professionnels ne suffisait pas à conclure au re-
fus d’enregistrement si le signe verbal n’a aucu-
ne signification pour les destinataires finals des
produits ou services, la perception des consom-
mateurs finaux étant déterminante47.
23. — Durant la période examinée, les mar-
ques suivantes ont été considérées comme
descriptives : Tek pour des étagères en bois ou
en métal imitant le bois de teck48; Radiocom
pour des services de radiodiffusion49; Biogene-
rix pour des produits pharmaceutiques issus de
la biotechnologie50; Pranahaus pour des com-
merces de produits liés au yoga51; Powdermed
pour des produits pharmaceutiques52; Mozart
pour des confiseries connues en Allemagne
sous le nom de boules Mozart53; The coffee sto-
re pour du café54; l’image d’une scie de couleur
bleue pour des lames de scie55; Manufacturing
score card pour du matériel informatique56;
Blue soft pour des lentilles de contact57; Man-
power pour des services d’interim58, alors que
I.T.@Manpower a été accepté59.
Ont en revanche été admises, les marques
suivantes : Link pour des services bancaires et
financiers60; Steadycontrol pour des appareils
de contrôle en aéronautique61; Port Louis, nom
d’une entité géographique pour des textiles. La
décision rappelle, dans ce dernier cas, les critè-
res d’appréciation du caractère éventuellement
descriptif d’une dénomination géographique
dés ignant  la  provenance des  produi t s
revendiqués62.
(33) T.P.I., 12 mars 2008, Suez c. O.H.M.I., T-128/07;
T.P.I., 17 avril 2008, Vitality, T-294/06; T.P.I., 2 juillet
2008, Dream It, Do It, T-186/07; T.P.I., 9 juillet 2008,
Vorsprung durch Technik, T-70/06; T.P.I., 9 juillet 2008,
Substance for Success, T-58/07; T.P.I., 10 octobre 2008,
Light & Space, T-224/07.
(34) T.P.I., 12 mars 2008, Suez c. O.H.M.I.,T-128/07,
point 20.
(35) T.P.I., 12 décembre 2007, DeTeMedien Deutsche
Telekom Medien, T-117/06.
(36) T.P.I., 10 octobre 2008, Inter-Ikea Systems,
aff. jointes T-387/06 à T-390/06.
(37) T.P.I., 9 juillet 2008, Paul Hartmann AG c.
O.H.M.I., T-302/06.
(38) T.P.I., 21 mai 2008, Enercon c. O.H.M.I., T-329/06.
(39) T.P.I., 15 novembre 2007, Enercon, T-71/06.
(40) T.P.I., 21 octobre 2008, Jean Cassegrain c.
O.H.M.I., T-73/06.
(41) T.P.I., 15 octobre 2008, Manpower, T-405/05.
(42) T.P.I., 15 novembre 2007, Enercon, T-71/06.
(43) T.P.I., 12 mars 2008, Garum, T-341/06, point 43.
(44) Ibidem.
(45) C.J.C.E., 8 mai 2008, Eurohypo, C-304/06.
(46) Ibidem, point 62.
(47) C.J.C.E., 9 mars 2006, Matratzen, C-421/04.
(48) T.P.I., 20 novembre 2007, Tegometall International,
T-458/05.
(49) T.P.I., 22 mai 2008, RadioCom, T-254/06.
(50) T.P.I., 16 septembre 2008, Ratiopharm, T-47/07 et
T-48/07.
(51) T.P.I., 17 septembre 2008, Prana Haus, T-226/07.
(52) T.P.I., 29 septembre 2008, Powderject Research, T-
166/06.
(53) T.P.I., 9 juillet 2008, Paul Reber, T-304/06.
(54) T.P.I., 9 juillet 2008, The Coffee Store, T-323/05.
(55) T.P.I., 5 décembre 2007, Kapman, T-127/06.
(56) T.P.I., 8 novembre 2007, MPVD Mikrolab, T-459/
05.
(57) T.P.I., 10 juin 2008, Novartis, T-330/06.
(58) T.P.I., 15 octobre 2008, Manpower, T-405/05 (la
marque a toutefois acquis un caractère distinctif par
l’usage).
(59) T.P.I., 24 septembre 2008, I.T.@Manpower, T-248/
05 (cette marque n’étant pas non plus devenue usuelle,
ni trompeuse).
(60) T.P.I., 27 février 2008, Citigroup c. O.H.M.I., T-325/
04.
(61) T.P.I., 2 avril 2008, Eurocopter, T-181/07.
(62) T.P.I., 15 octobre 2008, Port Louis, T-230/06.
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4. — Marques portant 
sur des formes tridimensionnelles
24. —  Dans notre précédente chronique, nous
avions évoqué une décision importante rejetant
l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usa-
ge pour une marque tridimensionnelle exclue
de la protection en raison de la valeur substan-
tielle que la forme donne au produit63. La Cour
de justice a pris une position différente s’agis-
sant du motif d’exclusion en tant que marque,
d ’une  fo rme nécessa i re  à  un  résu l t a t
technique64. Dans ce cas, l’acquisition d’un ca-
ractère distinctif par l’usage, en raison de la no-
toriété de la marque dans un État membre, sem-
ble pouvoir écarter le motif d’exclusion justifié
par le résultat technique de la forme en ques-
tion.
Cette position aboutit à une jurisprudence fort
peu cohérente en matière de marques tridimen-
sionnelles. Si chacun des motifs d’exclusion re-
pose sur un intérêt général différent et, partant,
peut aboutir à des conclusions distinctes quant
à l’acquisition d’un caractère distinctif par
l’usage, il reste difficile à comprendre pourquoi
une forme esthétique ne pourrait faire l’objet
d’une marque lorsque le public pertinent ne la
perçoit plus uniquement comme telle, mais
comme un signe de la provenance du produit,
et, à l’inverse, comment ce même public pour-
rait percevoir une forme non plus comme étant
nécessaire à l’obtention d’un effet technique,
mais comme un véritable signe distinctif65.
25. — Pendant la période couverte par cette
chronique, ont été refusées à l’enregistrement
pour absence de caractère distinctif, la forme
d’une éolienne66 ainsi que la forme d’un filtre à
peinture67.
5. — Article 6ter 
de la Convention de Paris
26. —  L’article 6ter de la Convention de Paris
ne s’applique pas aux marques de services, se-
lon le Tribunal de première instance, mais seu-
lement aux marques de produits68. L’enregistre-
ment d’une marque reproduisant l’emblème du
Canada peut donc être accepté pour des servi-
ces. Il s’agit là d’une interprétation trop littérale
des textes qui fait peu de cas de l’objectif de
cette exclusion, à savoir la protection des em-
blèmes d’État, qui ne perd pas de sa pertinence
pour les marques de service.
B. — Disponibilité de la marque
1. — Produits identiques ou similaires
27. —  Les juridictions communautaires ont no-
tamment considéré, durant la période exami-
née,  que les  produi ts  suivants  é ta ient
similaires : des circuits intégrés et des pièces
d’ordinateur69, des éléments de systèmes d’ex-
ploitation d’un ordinateur et des progiciels70,
des articles en cuir et des vêtements71, des siè-
ges de voiture et des pièces de rechange pour
véhicules72, des produits pharmaceutiques et
des pesticides contre les acariens73. En revan-
che n’ont pas été jugés similaires du vin et des
bières74, des biscuits salés et des biscuits
sucrés75.
2. — Ressemblance entre les signes 
et risque de confusion
28. — Le caractère faiblement distinctif d’une
marque antérieure, sur laquelle se base une op-
position à une demande d’enregistrement de
marque, n’est qu’un élément parmi d’autres
pour apprécier le risque de confusion76. Ce ris-
que de confusion entre une marque demandée à
l’enregistrement et une marque antérieure peut
n’exister que sur une partie du territoire commu-
nautaire, ce qui suffit pour refuser l’enregistre-
ment de la marque, en raison du caractère uni-
taire de la marque communautaire77. Enfin ce
risque de confusion doit porter sur l’origine com-
merciale des produits et non sur les produits eux-
mêmes78. En l’espèce, le risque qu’un consom-
mateur consomme un médicament à la place
d’un autre n’est pas déterminant dans l’apprécia-
tion du risque de confusion requis par l’article 8,
§ 1er, b, du règlement 40/94/CE.
29. —  On ne peut pas non plus exclure que la
coexistence de marques antérieures sur le mar-
ché puisse éventuellement amoindrir le risque
de confusion entre deux marques en conflit, à
condition toutefois que « le demandeur de la
marque communautaire ait dûment démontré
que ladite coexistence reposait sur l’absence
d’un risque de confusion, dans l’esprit du pu-
blic pertinent, entre les marques antérieures
dont il se prévaut et la marque antérieure qui
fonde l’opposition et sous réserve que les mar-
ques antérieures en cause et les marques en
conflit soient identiques »79.
30. — Ont par exemple été considérés comme
des signes ressemblants :
— La marque figurative comprenant la déno-
mination Coto d’Arcis et le signe verbal El
Coto80;
— Galvalloy et Galvalla pour des métaux81;
— Ferromix, Inomix, Alumix et Ferromaxx,
Inomaxx et Alumaxx pour des gaz82;
— Urion et Aturion pour des médicaments83;
— El Tiempo et Teletiempo pour des publica-
tions pédagogiques et des services d’édition84;
— Zipcar et Cicar pour des services de loca-
tion de voitures85;
— Le signe figuratif comprenant la dénomina-
tion Orsay et la marque verbale D’Orsay pour
des vêtements86;
— Sunplus et Sun pour des produits
informatiques87;
— Prazol et Prezal pour des médicaments88;
— Magic Seat et Seat89.
En revanche une absence de risque de confu-
sion a été constatée entre les marques
suivantes :
— Castellani et Castellum pour du vin90;
— Le signe figuratif comprenant la dénomina-
tion Bauhow et la marque figurative compre-
nant la dénomination Bauhaus pour des maté-
riaux de construction91;
— Le signe figuratif comprenant la dénomina-
tion Idea et la marque Ikea pour des meubles92;
— Altra Moda et Alba Moda pour des
vêtements93.
3. — Marque renommée antérieure
31. — L’arrêt Vips94 avait précisé les trois ris-
ques distincts d’atteinte à la marque renom-
mée, soit le préjudice porté au caractère dis-
tinctif de la marque (risque de dilution), le pré-
judice porté à sa renommée (risque de
ternissement), ou le profit indu tiré du caractère
distinctif ou de la renommée (risque de parasi-
tisme). Le titulaire de la marque antérieure n’est
pas tenu de démontrer l’existence d’une attein-
te effective et actuelle à sa marque, mais doit
toutefois apporter des éléments permettant de
conclure prima facie à un risque futur non hy-
pothétique de profit indu ou de préjudice95.
La jurisprudence de l’année écoulée confirme
ces principes mais ne les applique pas toujours
de manière convaincante. Un risque de parasi-
tisme de la marque renommée Citibank a ainsi
été reconnu pour l’utilisation du signe Citi pour
(63) C.J.C.E., 20 septembre 2007, Benetton Group c. G-
Star International, C-371/06, point 26.
(64) C.J.C.E., 17 juillet 2008, L& D s.a. c. O.H.M.I. / Ju-
lius Sämann, C-488/06 P.
(65) Pour une telle critique, voy. A. Kur, « Cumulation of
rights with regard to threedimensional shapes - Two
exemplary case studies », in A. Cruquenaire et
S. Dusollier, Le cumul des droits intellectuels, Larcier,
Bruxelles, à paraître.
(66) T.P.I., 15 novembre 2007, Enercon, T-71/06.
(67) T.P.I., 10 septembre 2008, Louis M. Gerson c.
O.H.M.I., T-201/06.
(68) T.P.I., 28 février 2008, American Clothing Associa-
tes c. O.H.M.I., T-215/06.
(69) T.P.I., 15 novembre 2007, SunPlus Technology, T-
38/04.
(70) T.P.I., 1er juillet 2008, Apple Computer c. O.H.M.I.
/ TKS-Tecknosoft, T-328/05.
(71) T.P.I., 10 septembre 2008, Tsarikis-Malias c.
O.H.M.I. / Late Editions, T-96/06.
(72) T.P.I., 9 septembre 2008, Honda Motor Europe c.
O.H.M.I. / Seat, T-363/06.
(73) T.P.I., 10 septembre 2008, Astec Therapeutics c.
O.H.M.I. / Protec Health International, T-48/06.
(74) T.P.I., 18 juin 2008, The Coca-Cola Company c.
O.H.M.I., T-175/06.
(75) C.J.C.E., 17 avril 2008, Ferrero, C-108/07 P.
(76) T.P.I., 13 décembre 200, Xentral LLC c. O.H.M.I. /
Pages jaunes SA 7, T-134/06.
(77) C.J.C.E., 18 septembre 2008, Armacell Entreprise
GmbH c. O.H.M.I. : nmc s.a., C-514/06 P.
(78) T.P.I., 13 février 2008, Sanofi-Aventis s.a. c.
O.H.M.I. / GD Searle, T-146/06.
(79) T.P.I., 7 novembre 200, Top iX 7, T-57/06, § 97;
T.P.I., 11 décembre 2007, Portela & Companhia, T-10/
06.
(80) T.P.I., 12 mars 2008, Sebiran c. O.H.M.I., T-322/04.
(81) T.P.I., 14 février 2008, Usinor c. O.H.M.I. / Corus,
T-189/05.
(82) T.P.I., 15 octobre 2008, Air Products and Chemi-
cals, T-305/06 à T-307/06.
(83) T.P.I., 13 février 2008, Sanofi-Aventis s.a. c.
O.H.M.I. / GD Searle, T-146/06.
(84) T.P.I., 22 avril 2008, Casa Editorial El Tiempo, T-
233/06.
(85) T.P.I., 25 juin 2008, Zipcar c. O.H.M.I. / Canary Is-
lands, T-36/07.
(86) T.P.I., 14 février 2008, Orsay, T-378/04.
(87) T.P.I., 15 novembre 2007, SunPlus Technology, T-
38/04.
(88) T.P.I., 21 octobre 2008, Aventis Pharma s.a., T-95/
07.
(89) T.P.I., 9 septembre 2008, Honda Motor Europe c.
O.H.M.I. / Seat, T-363/06.
(90) T.P.I., 20 novembre 2007, Castellani c. Markant
Handels, T-149/06.
(91) T.P.I., 23 janvier 2008, Demp, T-106/06.
(92) T.P.I., 16 janvier 2008, Inter-Ikea c. O.H.M.I. / Wal-
ter Waibel, T-112/06.
(93) T.P.I., 25 juin 2008, Otta GmbH c. O.H.M.I. / L’Al-
tra Moda, T-224/06.
(94) T.P.I., 22 mars 2007, Sigla c. O.H.M.I. / Eleni Hol-
ding (Vips), T-215/03.
(95) Ibidem, point 46, voy. également, T.P.I., 25 mai
2005, Spa Finders, T-67/06, point 40; T.P.I., 6 février
2007, TDK, T-477/04.
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des agences en douanes et des agences immo-
bilières, sur la base de la seule probabilité d’un
tel risque de profit indu, la grande renommée
de la marque antérieure semblant être suffisan-
te pour établir cette probabilité96. De même
l’enregistrement de la marque Mineral Spa pour
des produits cosmétiques risque de tirer profit
de la grande renommée de la marque Spa utili-
sée pour des eaux minérales, en s’appuyant sur
son image positive de santé, de pureté et de
beauté97. En revanche, l’image du tabac n’a pas
aussi bonne presse et l’enregistrement, pour du
café, d’un signe figuratif reprenant la dénomi-
nation Camelo et l’image d’un chameau très si-
milaire au célèbre chameau de la marque de ci-
garette, n’a pas été considérée comme pouvant
tirer profit de la renommée du cigarettier98.
L’association entre les deux marques ne suffit
pas s’il n’est pas prouvé que l’association de la
marque demandée avec des qualités positives
de la marque Camel faciliterait la vente des ca-
fés, ce qui paraît être une application un peu
plus sévère que pour les décisions précédem-
ment citées.
4. — Validité de la marque antérieure 
fondant l’opposition
32. —  Dans le cadre d’une opposition à l’enre-
gistrement d’une dénomination verbale, con-
sistant en un nom de domaine (enregistrement
du signe Pagesjaunes.com), l’éventuelle anté-
riorité de ce nom de domaine par rapport à la
marque nationale fondant l’opposition, ne peut
être prise en considération car il s’agit en réalité
d’une demande portant sur la validité de la
marque antérieure qui ressort de la seule com-
pétence des juridictions nationales99.
C. — Protection conférée par la marque
1. — De l’impératif de disponibilité 
en droit des marques
33. — Les trois bandes utilisées par la firme de
vêtements de sports Adidas comme marque a
déjà suscité un large contentieux. Dans une af-
faire relative à l’utilisation de ce motif par un
concurrent, la Cour suprême hollandaise avait
posé une question préjudicielle à la Cour euro-
péenne sur la possibilité de se référer à la doc-
trine de l’impératif de disponibilité, issue du
droit allemand et qui permet de justifier une li-
bre utilisation de signes protégés par les mar-
ques dans certaines circonstances. La Cour de
justice y répond assez rigoureusement dans un
arrêt du 10 avril 2008100. L’intérêt général, te-
nant à la nécessité d’une concurrence non faus-
sée, justifie certes une libre utilisation de cer-
tains signes par l’ensemble des acteurs écono-
miques, mais les hypothèses qui illustrent cet
impératif de disponibilité sont limitativement
énumérées dans les législations relatives aux
marques. Ce sont par exemple l’exigence d’un
caractère distinctif101, l’interdiction d’enregis-
trer une marque descriptive ou une marque tri-
dimensionnelle portant sur la forme liée à la na-
ture du produit ou nécessaire à l’obtention d’un
résultat technique, ou encore la dégénérescen-
ce d’une marque devenue usuelle pour dési-
gner des produits ou services.
L’impératif de disponibilité, en revanche, ne
constitue pas un principe général du droit des
marques qui pourrait être évoqué en dehors de
ces hypothèses légales, par exemple, comme
c’était le cas en l’espèce, pour limiter l’exercice
des droits du titulaire de la marque. Pour appré-
cier l’existence d’un risque de confusion, l’im-
pératif de disponibilité ne doit pas être davanta-
ge pris en considération, pas plus que pour ap-
précier les conditions d’une atteinte à une
marque renommée ou les usages licites de la
marque d’autrui visés à l’article 6, § 1er, de la
directive sur les marques. Dans ce dernier cas,
la Cour précise que la possibilité d’utiliser des
indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la
quantité, à la destination, à la valeur, à la pro-
venance géographique, ou à d’autres caracté-
ristiques du produit ou du service est une ex-
pression du principe de disponibilité, mais
qu’en dehors de cette disposition, « l’impératif
de disponibilité ne saurait en aucun cas consti-
tuer une limitation autonome des effets de la
marque s’ajoutant à celles expressément pré-
vues à [cet article] »102.
2. — Marque et publicité comparative
34. — Les rapports entre marques et publicité
comparative ne sont pas simples à démêler.
Une marque figurative portant sur des images
de bulles avait été reproduite dans la publicité
réalisée par un concurrent afin de comparer ses
produits à ceux visés par la marque en ques-
tion. Afin de faire le départ entre les conditions
de légitimité de la publicité comparative et de
l’atteinte à la marque, la Court of Appeal du
Royaume-Uni a sollicité de la Cour de justice
une interprétation des rapports entre la directi-
ve sur les marques et celle sur la publicité trom-
peuse et la publicité comparative. La décision
de la Cour établit la ligne de démarcation
autour du critère du risque de confusion que
l’on retrouve tant dans les conditions d’atteinte
à la marque que dans celles de la publicité
comparative103. Elle précise que « le titulaire
d’une marque enregistrée n’est pas habilité à
faire interdire l’usage par un tiers, dans une pu-
blicité comparative, d’un signe similaire à sa
marque (...), lorsque cet usage ne fait pas naître,
dans l’esprit du public, un risque de confusion,
et ce indépendamment du fait que ladite publi-
cité comparative satisfait ou non à toutes les
conditions de licéité [requises pour la publicité
comparative] »104. Ceci dit, la présence d’un tel
risque de confusion invalidera de toute manière
la publicité comparative, conformément à
l’article 3bis de la directive 84/450/CEE.
D. — Questions procédurales
35. —  Une décision précise les conséquences
d’une limitation des produits ou services dési-
gnés dans la demande de marque en cours
d’une procédure en opposition et particulière-
ment lorsqu’elle intervient postérieurement à
l’adoption de la décision attaquée devant le Tri-
bunal de première instance alors qu’un recours
ne peut plus porter que sur la légalité de la déci-
sion entreprise. Le tribunal communautaire dis-
tingue le retrait de plusieurs catégories de pro-
duits ou de services de la demande de marque,
d’ajouts ou de spécifications des produits ou ser-
vices concernés qui sont susceptibles d’influer
sur l’appréciation de la similitude des produits
ou services ou sur la détermination du public
ciblé105. Dans le premier cas, le tribunal peut,
« par souci d’économie de procédure »106, tenir
compte de cette limitation à condition qu’elle
ne modifie pas le cadre factuel du litige; dans le
second, l’introduction de ces éléments nou-
veaux dans la délimitation des produits ou servi-
ces sur lesquels porte la marque demandée mo-
difie l’objet du litige et ne peut être prise en con-
sidération par le Tribunal107.
36. — Quant à l’éventuelle prise en compte de
preuves produites tardivement, la Cour de justi-
ce avait précisé dans un arrêt de 2007 que
l’O.H.M.I. peut tenir compte de faits et de preu-
ves tardivement invoqués, sans toutefois que le
requérant ait un droit inconditionnel à cette pri-
se en compte, et pour autant qu’il n’existe pas
de disposition l’interdisant108. La chambre de
recours de l’O.H.M.I. ne peut s’interdire toute
liberté d’appréciation en se reposant sur le seul
caractère tardif de la présentation des pièces
concernées109. D’autre part, un exemple d’une
disposition contraire restreignant la liberté
d’appréciation de l’organisme chargé de l’op-
position peut être trouvé dans l’article 43, §§ 2
et 3, du règlement sur la marque communautai-
re et dans la règle 22 du règlement 2868/95 qui
imposent à l’O.H.M.I. de rejeter l’opposition si
l’opposant ne fournit pas la preuve de l’usage
de la marque dans le délai imparti110. Une pro-
duction tardive de cette preuve ne pourra en
conséquence pas être considérée. La même dé-
cision précise que la partie qui demande une
prolongation des délais pour produire les élé-
ments demandés doit expliquer les circonstan-
ces qui justifient cette demande111, cette proro-
gation n’étant donc pas accordée automatique-
ment.
37. — Les exigences légales relatives à la pro-
duction des faits, preuves et pièces justificatives
à l’appui d’une opposition, ainsi que leur tra-
duction dans la langue de la procédure sont des
conditions relevant de l’examen du fond. En
conséquence, la division d’opposition n’a pas
l’obligation de signaler au demandeur en oppo-
sition que ces éléments sont manquants112.
Une telle obligation de notification n’existe pas
davantage lorsque l’acte de recours n’a pas été
déposé dans la langue de la procédure113. Cette
(96) T.P.I., 16 avril 2008, Citi, T-181/05.
(97) T.P.I., 19 juin 2008, Mineral Spa, T-93/06.
(98) T.P.I., 30 janvier 2008, Camel, T-128/06.
(99) T.P.I., 13 décembre 2007, Xentral LLC c. O.H.M.I. /
Pages jaunes s.a., T-134/06, points 35-40.
(100) C.J.C.E, 10 avril 2008, Adidas c. Marca, C-102/07.
(101) Voy. également, sur le critère de l’impératif de dis-
ponibilité future, T.P.I., 15 octobre 2008, TridonicAtco,
T-297/07.
(102) Ibidem, point 46.
(103) C.J.C.E., 12 juin 2008, 02 Holdings Limited, C-
533/06.
(104) Ibidem point 69.
(105) T.P.I., 27 février 2008, Citigroup c. O.H.M.I., T-
325/04, points 24-27.
(106) Ibidem, point 25.
(107) Voy. également, T.P.I., 20 novembre 2007, Tego-
metall International, T-458/05.
(108) C.J.C.E., 13 mars 2007, O.H.M.I. c. Kaul GmbH et
Bayer AG, C-29/05.
(109) T.P.I., 17 juin 2008, Boomerang, T-420/03.
(110) T.P.I., 12 décembre 2007, Corpolivre, T-86/05,
spécialement points 44-49.
(111) Ibidem, point 22.
(112) T.P.I., 17 juin 2008, El Corte Ingles, T-420/03.
(113) T.P.I., 17 septembre 2008, Neurim Pharmaceuti-
cals, T-218/06.
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dernière décision précise également que lors-
qu’un délai pour l’accomplissement d’un acte
de procédure est exprimé en mois, il expire le
jour ayant le même quantième que le jour où
l’événement à partir duquel se compte le délai,
peu importe que ce jour soit un jour férié.
7
Droit des dessins et modèles
38. —  Les décisions de l’O.H.M.I. construisent
progressivement une véritable jurisprudence
sur les conditions de validité d’un dessin ou
modèle communautai re .  Par  exemple,
l’article 4(2) du règlement sur le dessin ou mo-
dèle communautaire exclut de la protection les
parties de produit complexe non visibles lors de
l’usage normal du produit. Cet usage normal ne
comprend pas, selon une décision de la divi-
sion d’annulation de l’O.H.M.I., les opérations
de maintenance du produit114.
Par une autre décision115, l’O.H.M.I. a rejeté
l’application du critère de la multiplicité des
formes aux pièces d’interconnexion, exclues de
la protection par le dessin ou modèle en vertu
de l’article 8(4) du règlement : les parties du
produit qui doivent nécessairement être repro-
duites dans des formes et dimensions exactes
pour pouvoir être raccordées à une autre pièce
ne peuvent être protégées, même si cette fonc-
tion d’interconnexion n’est pas exclusive et que
la pièce remplit d’autres fonctions.
39. — Dans une série de décisions s’étendant
de 2007 à 2008, la troisième chambre de re-
cours de l’O.H.M.I. a précisé la notion d’utili-
sateur averti en matière de dessins ou modèles
en s’appuyant sur la définition des produits ap-
paraissant dans la demande d’enregistrement
du modèle116, soit « sur la base de la classe des
produits dans lesquels la demande d’enregistre-
ment précise que la forme est prévue d’être
incorporée »117. Cette affirmation octroie une
importance décisive à la classification adminis-
trative en matière de dessin ou modèle, dans la
mesure où l’utilisateur averti constitue un élé-
ment clé pour la validité et la portée de la pro-
tection, au risque de voir s’introduire, en droit





40. —  Après le « grana padano »118, c’est le
parmesan qui nourrit la jurisprudence en matiè-
re d’appellations d’origine. Une action de la
commission contre l’Allemagne qui rechignait
à protéger l’appellation d’origine protégée
« Parmigiano Reggiano » contre la commercia-
lisation de fromage râpé sous la dénomination
« Parmesan », a permis à la Cour communau-
taire de rappeler quelques principes119. Tout
d’abord, l’enregistrement d’une dénomination
comportant plusieurs termes confère la protec-
tion à la fois à l’ensemble et aux éléments de
celle-ci pris séparément, à condition toutefois
que ces termes considérés isolément ne soient
pas devenus génériques, ce qui relève de l’ap-
préciation du juge national. Dans ce but, le
juge doit prendre en compte « les lieux de pro-
duction du produit concerné existant tant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur de l’État membre qui a
obtenu l’enregistrement de la dénomination en
cause, la consommation de ce produit et la ma-
nière dont est perçue cette dénomination par
les consommateurs à l’intérieur et à l’extérieur
dudit État membre, l’existence d’une législation
nationale particulière concernant ledit produit
ainsi que la façon dont ladite dénomination a
été utilisée en droit communautaire »120.
Quant à la traduction d’une appellation d’origi-
ne, elle peut constituer une évocation non
autorisée de la dénomination protégée si « le
consommateur, en présence du nom du pro-
duit, est amené à avoir à l’esprit, comme image
de référence, la marchandise bénéficiant de
l’appellation »121. En revanche, la Cour consi-
dère qu’aucune disposition du règlement 2081/
92 n’oblige les États membres à sanctionner
d’office l’utilisation sur leur territoire de déno-
minations portant atteinte à des appellations
d’origine étrangères, à défaut d’actions inten-
tées par les bénéficiaires du droit, seules les
autorités du pays dont est originaire la dénomi-
nation protégée, ayant l’obligation de contrôler
le respect du cahier des charges.
41. — Les indications géographiques font l’ob-
jet d’une longue discussion dans le récent Livre
vert sur la politique de qualité des produits
agricoles122 qui pose une série de questions
aux milieux intéressés sur la pertinence et les
principes de protection des indications géogra-
phiques.
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